BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 541/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2011 028 436.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 12. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und des Richters am Landgericht

Hermann

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 16. April 2012 aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung

des Verfahrens an die Markenstelle zurtickverwiesen.

Die Beschwerdegebuhr ist zuriickzuzahlen.

Grinde

Die Bezeichnung

Butch

ist am 23. Mai 2011 fir die Waren und Dienstleistungen

Klasse 7: Kichenmaschinen, elektrisch, Mixgerate fur den Haushalt, elektrisch;
Fruchtpressen fur den Haushalt, elektrisch.

Klasse 8: Handbetatigte Werkzeuge und Gerate fur Haushalt und Kiiche, Messer-
schmiedewaren fur Haushalt und Kuche, Essbestecke, insbesondere Messer, Ga-
beln und Loffel.

Klasse 11: Elektrische Kochgeréate fur Haushalt und Kiiche, Toaster, Wasserko-
cher, Kaffeemaschinen, elektrisch.

Klasse 21: Gerate und Behdlter fur Haushalt und Kiche, Kichengerate, nicht
elektrisch, Kochgeréte, nicht elektrisch, Ruihrloffel, Schaber, Schneebesen, nicht
elektrisch, fur den Haushalt, handbetatigte kleine Geréate zum Hacken, Mahlen,

Pressen; Kuchenartikel, KiichengefalRe, Kiichengeschirr, Kochtépfe und Deckel-



verschlisse fiur Kochtopfe, Bratpfannen und Deckelverschlisse flur Bratpfannen,
Formen fur den Haushalt, insbesondere Koch-, Kuchen- und Platzchenformen;
Nudelmaschinen, handbetétigt, Kochkessel, Schneidebretter fur die Kiche, Pfan-
nenwender, Kiichenzangen, Kochloffel, Dampfkochtopfe, nicht elektrisch, Kaffee-
kocher, nicht elektrisch, Fruchtpressen, nicht elektrisch, Salz- und Pfeffermuhlen,
handbetrieben, Tafelservice, Tafelgeschirre, Schalen, Trinkglaser, Glaswaren,
Glasbehalter, Keramik- und Steingutbehalter fir den Haushalt, Topflappen, Ofen-
handschuhe.

Klasse 24: Textilwaren, Tischdecken und -tlicher, nicht aus Papier, Textilserviet-
ten, Textilhandtiicher, Platzdecken, nicht aus Papier.

Klasse 29: Fleischextrakte, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemiuse, Ge-
lees, Konfitiren, Kompotte, Speisedle und -fette, Fonds, als Grundlage fur Saucen
oder Suppen.

Klasse 30: Salz, Essig, Saucen (Wurzmittel) und Dips, Gewirze, Gewurzmischun-
gen, Kuchenkrauter, konserviert.

Klasse 35: Werbung, Geschéftsfihrung, Unternehmensverwaltung, Buroarbeiten,
betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei Grindung und Betrieb
von Unternehmen, betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei der
Zusammenstellung von Waren zu Prasentations- und Verkaufszwecken; betriebs-
wirtschaftliche und organisatorische Beratung fur Franchising; betriebswirtschatftli-
che und organisatorische Dienstleistungen, die sich auf das Registrieren, Ab-
schreiben, Abfassen, Zusammenstellen oder das systematische Ordnen schriftli-
cher Mitteilungen und Aufzeichnungen beziehen, ebenso wie auf die Zusammen-
stellung mathematischer und statistischer Daten; Grof3handelsdienstleistungen in
den Bereichen Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Elektrowaren, Haus-
haltswaren, Textilwaren, Lebensmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in den Be-
reichen, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Elektrowaren, Haushaltswaren,
Textilwaren, Lebensmittel,

Klasse 41: Unterhaltung, Ausbildung und kulturelle Aktivitaten im Bereich Kulinarik
und Lebensmittel (Food), Veranstaltung und Durchfiihrung von Kochkursen und -

seminaren, Kochvorfihrungen.



Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gasten.

Klasse 45: Vergabe von Lizenzen fur Franchising-Konzepte

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung unter dem 4. August 2011 mit der Ansicht, es bestiinden absolute
Schutzhindernisse, beanstandet. In ihrer Erwiderung vom 11. August 2011 weist

die Anmelderin diese Auffassung zurtick und eingangs darauf hin, ...

"das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gemald Markenanmeldung vom
23. Mai 2011 lautet wie folgt:

Klasse 7: Klichenmaschinen, elektrisch, Mixgerate fur den Haushalt, elektrisch;
Fruchtpressen fir den Haushalt, elektrisch.

Klasse 8: Handbetatigte Werkzeuge und Gerate fur Haushalt und Kiiche, Messer-
schmiedewaren fir Haushalt und Kiche, Essbestecke, insbesondere Messer, Ga-
beln und Loffel.

Klasse 11: Elektrische Kochgerate fur Haushalt und Kiche, Toaster, Wasserko-
cher, Kaffeemaschinen, elektrisch.

Klasse 21: Gerate und Behélter fur Haushalt und Kiche, Kichengerate, nicht
elektrisch, Kochgerate, nicht elektrisch, Ruhrloffel, Schaber, Schneebesen, nicht
elektrisch, fur den Haushalt, handbetatigte kleine Gerate zum Hacken, Mahlen,
Pressen; Kichenartikel, Kichengefal3e, Kuchengeschirr, Kochtépfe und Deckel-
verschlisse fir Kochtopfe, Bratpfannen und Deckelverschlisse fur Bratpfannen,
Formen fur den Haushalt, insbesondere Koch-, Kuchen- und Platzchenformen;
Nudelmaschinen, handbetatigt, Kochkessel, Schneidebretter fir die Kiche, Pfan-
nenwender, Kiichenzangen, Kochloffel, Dampfkochtopfe, nicht elektrisch, Kaffee-
kocher, nicht elektrisch, Fruchtpressen, nicht elektrisch, Salz- und Pfeffermuhlen,

handbetrieben, Tafelservice, Tafelgeschirre, Schalen, Trinkglaser, Glaswaren,



Glasbehalter, Keramik- und Steingutbehalter fir den Haushalt, Topflappen, Ofen-
handschuhe.

Klasse 24: Textilwaren, Tischdecken und -tlcher, nicht aus Papier, Textilserviet-
ten, Textilhandticher, Platzdecken, nicht aus Papier.

Klasse 29: Fleischextrakte, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemiuse, Ge-
lees, Konfitliren, Kompotte, Speisedle und -fette, Fonds, als Grundlage flr Saucen
oder Suppen.

Klasse 30: Salz, Essig, Saucen (Wurzmittel) und Dips, Gewirze, Gewurzmischun-
gen, Kuchenkrauter, konserviert.

Klasse 35: Werbung, Geschaftsfihrung, Unternehmensverwaltung, Biroarbeiten,
betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei Griindung und Betrieb
von Unternehmen, betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei der
Zusammenstellung von Waren zu Prasentations- und Verkaufszwecken; betriebs-
wirtschaftliche und organisatorische Dienstleistungen, die sich auf das Registrie-
ren, Abschreiben, Abfassen, Zusammenstellen oder das systematische Ordnen
schriftlicher Mitteilungen und Aufzeichnungen beziehen, ebenso wie auf die Zu-
sammenstellung mathematischer und statistischer Daten;

Prasentation von Waren in Kommunikationsmedien fiir den Einzelhandel in den
Bereichen Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bekleidungsartikel, Schuhe,
Uhren und Schmuckwaren; Einzelhandelsdienstleistungen, auch Uber das Inter-
net, in den Bereichen Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bekleidungsarti-
kel, Schuhe, Uhren und Schmuckwaren

Klasse 41: Unterhaltung, Ausbildung und kulturelle Aktivitaten im Bereich Kulinarik
und Lebensmittel (Food), Veranstaltung und Durchfihrung von Kochkursen und -
seminaren, Kochvorfihrungen.

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gasten.

Klasse 45: Vergabe von Lizenzen fur Franchising-Konzepte."



Die Markenstelle hat sich in der Sache hiervon tUberzeugen lassen und unter dem
28. November 2011 auf Verdnderungen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
hingewiesen, die teilweise unzulassige Erweiterungen darstellen wirden. Die An-
melderin antwortete, dass eine Beschrankung des Warenverzeichnisses im Ver-
gleich zu der mit der Markenanmeldung eingereichten Fassung nicht beabsichtigt
gewesen sei' und fasste das Verzeichnis erneut zusammen. Die Markenstelle wie-
derholte am 10. Januar 2012 ihre Einschatzung unzuldssiger Erweiterungen in
Klasse 35, worauf die Anmelderin nochmals erklarte, dass es sich bei der unter
dem 11. August 2011 eingereichten abweichenden Fassung erkennbar um ein
Versehen gehandelt habe. Die Markenstelle blieb bei ihrer Ansicht, das Schreiben
vom 11. August 2011 enthalte eine eindeutige Einschrankung des Verzeichnisses
und wies mit dem angefochtenen Beschlul3 die Anmeldung zum Teil zuriick. Nach
den Bestimmungen des Markengesetzes sei eine Anderung (Erweiterung) der zu
schitzenden Waren bzw. Dienstleistungen im laufenden Verfahren nicht mehr
maoglich, da eine Marke von ihrer Anmeldung an eine unteilbare und unveranderli-
che Einheit darstelle. Gem. 839 Rdnr.8 Markengesetz, 10. Auflage, Stro-
bele/Hacker kénnten nur offensichtliche Fehler in den Anmeldeunterlagen berich-
tigt werden. Entgegen den Ausfihrungen der Anmelderin sei das Schreiben vom
11. August 2011 eine inhaltliche Anderung und kein erkennbares Versehen, da
bereits durch den Zusatz "auch im Internet" und auch in den Bereichen "Beklei-
dungsartikel, Schuhe, Uhren -und Schmuckwaren" eine eindeutige Erweiterung
gewollt sei. Es bestehe amtsseitig keine Veranlassung, den expliziten Hinweis
des Anmelders "Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gemald Markenan-
meldung vom 23.05.11 lautet wie folgt" anzuzweifeln oder nachzufragen, inwieweit
tatsachlich Anderungen ein Versehen darstellen konnten. Auch das Weglassen
einer Dienstleistungsgruppe (Grof3handelsdienstleistungen..) werde als eindeuti-

ger Verzicht gewertet, der spater nicht mehr zuriickgenommen werden kdnne.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 21 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 16. April 2012 insoweit aufzuheben,
als die Eintragung im Vergleich zu dem der Markenanmeldung
vom 23. Mai 2012 als Anlage beigefliigten Waren- und Dienst-

leistungsverzeichnis zuriickgewiesen wird.

Die Anmelderin wiederholt ihren Hinweis auf ein erkennbares Versehen und meint
erganzend, es liege jedenfalls eine wirksame Irrtumsanfechtung vor, wollte man
dem Schreiben vom 11. August 2011 einen entsprechenden Erklarungswert bei-

messen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Unter Aufhe-
bung des angefochtenen Beschlusses wird die Sache zur Fortsetzung des Verfah-

rens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurlickverwiesen.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle liegt nach Auffassung des Senats bei
den Abweichungen des im Schriftsatz vom 11. August 2011 zusammengefassten
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zur urspriinglichen Version ein erkenn-
bares Versehen vor, was die Anmelderin auch sogleich aufgeklart hat, nachdem

sie auf ihren Irrtum aufmerksam gemacht worden war.

Daher ist vorliegend gerade nicht von dem von der Markenstelle grundsatzlich
zutreffend angenommenen Grundsatz auszugehen, wonach ein Ruckgriff auf ein

friheres, umfassenderes Verzeichnis nach einem einschrankenden Verzicht nicht



moglich ist (vgl. Strobele/Hacker-Kirschneck, Markengesetz, 10. Aufl., § 39 Rn. 2).
Denn wie auch die Anmelderin schon in ihrem Antwortschreiben auf den Hinweis
vom 28. November 2011 unter 2. a) zutreffend ausfihrt, lasst sich der Formulie-

rung "das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gemal Markenanmeldung vom

23. Mai 2011 lautet wie folgt:" nicht eine vorbehaltlose Einreichung eines einge-
schrankten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses entnehmen, wie es aber fir
eine entsprechende Wirkung erforderlich ist (vgl. Kirschneck a. a. O..) Es ist der
Anmelderin auch darin beizupflichten, dass die Gesamtumstande vorliegend da-
gegen sprechen, einen Einschrankungs- oder Anderungswillen anzunehmen.
Denn das Amt beabsichtigte urspringlich, die Anmeldung insgesamt und unab-
hangig von Erwadgungen zu einzelnen Waren- oder Dienstleistungen zurlickzuwei-
sen. Daher lag offensichtlich kein Anlass fur die Anmelderin vor, bei ihrer Antwort
auf die Beanstandung hierzu tiberhaupt Uberlegungen anzustellen und etwa einen
teilweisen Verzicht zu erklaren oder eine sonstige Neuformulierung vorzunehmen.
Es liegt daher fern, dem Schreiben vom 11. August 2011 einen entsprechenden

Erklarungswert beizumessen.

Da demnach bereits wegen des insoweit ausdricklich erklarten, gegenteiligen
Willens nicht davon auszugehen ist, die Anmelderin habe eine Einschrankung des
der Anmeldung beigefligten Verzeichnisses erklaren und eine Erweiterung uber
die im urspruinglichen Verzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen vor-
nehmen wollen, kann dahinstehen, ob die die unverzuglich erklarte Klarstellung
zutreffend als wirksame Irrtumsanfechtung im Sinne der 88 119, 142 BGB (zur
Zulassigkeit vgl. Kirschneck a. a. O..) dazu fuhren wirde, dass das Verzeichnis

vom 23. Mai 2011 der Anmeldung zugrunde zu legen ware.

Erganzend macht sich der Senat die zutreffenden Ausfiihrungen der Anmelderin

Zu eigen.

Der weiteren Behandlung der Markenanmeldung ist daher nunmehr entsprechend

dem — auch mit dem Beschwerdeantrag erklarten — Willen der Anmelderin das mit



der Markenanmeldung vom 23. Mai 2012 eingereichte Waren- und Dienst-

leistungsverzeichnis zugrunde zu legen.

Gemal 8 71 Ill MarkenG war die Riuckzahlung der Beschwerdegebihr anzuord-
nen, weil dies der Billigkeit entspricht. Denn es widerspricht der Verfahrendkono-
mie, die erkennbaren und spéater eindeutig erklarten Versehen der Anmelderin im
Sinne des angefochtenen Beschlusses zu werten.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Hermann

Bb



